Aspectos controversiales de la marca notoria y renombrada, Sistema Andino y de la Unión Europea by Maldonado Cortés, Luis Eduardo












ASPECTOS CONTROVERSIALES DE LA MARCA NOTORIA Y 
RENOMBRADA, SISTEMA ANDINO Y DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 













Bogotá D.C., Colombia 
2019 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE DERECHO 
MAESTRÍA EN DERECHO PRIVADO, PERSONA Y  




Rector: Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
 
 
Secretaria General: Dra. Martha Hinestrosa Rey 
 
 




Propiedad Intelectual: Dr. Ernesto Rengifo García 
 
 
Director de Tesis: Dr. Manuel Guerrero Gaitán 
 
 
Presidente de Tesis: Dr. Ernesto Rengifo García 
 
 
Examinadores: Dra. Luisa Fernanda Herrera 
 Dr. Diego Guzmán Delgado 
iii 





INTRODUCCIÓN ............................................................................................ vi 
JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ vii 
OBJETIVOS .................................................................................................. viii 
OBJETIVO GENERAL ............................................................................... viii 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................... viii 
CAPÍTULO I. LA MARCA ................................................................................ 1 
1.  CONCEPTO DE MARCA ...................................................................... 1 
2.  FUNCIONES DE LAS MARCAS ........................................................... 3 
2.1 FUNCIÓN CLÁSICA DE LA MARCA ............................................... 4 
2.2 FUNCIÓN ESENCIAL DE LA MARCA ............................................. 4 
2.3  FUNCIÓN INDICADORA DE CALIDAD ........................................... 5 
2.4  FUNCIÓN CONDENSADORA DE GOOD WILL .............................. 5 
2.5 FUNCIÓN PUBLICITARIA .................................................................. 6 
3. TIPOS DE MARCAS ............................................................................. 6 
3.1  EN CUANTO A SU PERCEPCIÓN EN EL MERCADO ................... 6 
3.1.1 Marcas Nominativas ..................................................................... 7 
3.1.2 Marcas Figurativas ....................................................................... 7 
3.1.3 Marcas Mixtas .............................................................................. 8 
3.1.4 Marcas Tridimensionales ........................................................... 10 
3.1.5 Marcas Sonoras ......................................................................... 10 
3.1.6 Marcas Olfativas ........................................................................ 11 
3.2 EN RAZÓN A SU ALCANCE TERRITORIAL ................................... 11 
3.3 POR EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SE BENEFICIAN                  
DE ELLA ........................................................................................ 13 
3.4 POR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DENTRO DEL PÚBLICO ..... 13 
iv 
CAPITULO II. LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA ............................. 15 
1. CONCEPTO MARCA NOTORIA ......................................................... 15 
1.1 CONVENIO DE PARÍS DE 1883 ...................................................... 16 
1.2  LOS ACUERDOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
RELACIONADOS CON EL COMERCIO ADPIC ............................ 18 
1.3 SISTEMA DE MADRID ..................................................................... 19 
1.4  DECISIÓN 486  DE LA COMUNIDAD ANDINA ............................. 20 
2.  CONCEPTO MARCA RENOMBRADA ............................................... 22 
2.1 CONVENIO DE PARÍS ..................................................................... 23 
2.2  LOS ACUERDOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
RELACIONADOS CON EL COMERCIO ADPIC ............................ 24 
2.3 SISTEMA DE MADRID .................................................................. 25 
2.4  DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA .............................. 25 
2.5  LA FUNCIÓN INDICADORA DE LA PROCEDENCIA 
EMPRESARIAL DE LA MARCA RENOMBRADA .......................... 26 
2.6 LA FUNCIÓN INDICADORA DE CALIDAD DE LA MARCA 
RENOMBRADA ............................................................................. 27 
3.  DIFERENCIAS ENTRE MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA .......... 27 
4.  INEXISTENCIA EN LA LEGISLACIÓN ANDINA DE LA MARCA 
RENOMBRADA .................................................................................. 29 
5. PROBLEMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS 
NOTORIAS ......................................................................................... 31 
5.1  DILUCIÓN MARCARIA .................................................................. 32 
5.2  DIFUMINACIÓN O DEGRADACIÓN DE LA MARCA .................... 35 
5.3  PARASITISMO O FREE RIDING ................................................... 37 
CAPÍTULO III. LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA EN EL DERECHO 
DE LA UNIÓN EUROPEA............................................................................. 39 
1.  LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA ............................................... 39 
1.1 PRINCIPIOS ..................................................................................... 40 
1.1.1 Unidad ........................................................................................ 40 
v 
1.1.2 Autonomía .................................................................................. 40 
1.1.3 Coexistencia ............................................................................... 40 
1.1.4 Permeabilidad ............................................................................ 41 
2.  LA MARCA NOTORIA EN LA UNIÓN EUROPEA .............................. 41 
2.1 TITULARIDAD DE MARCA NOTORIA COMO MECANISMO DE 
PROTECCIÓN EN EL REGLAMENTO DE LA MARCA DE LA 
UNIÓN EUROPEA ......................................................................... 43 
3. MARCA RENOMBRADA EN LA UNIÓN EUROPEA .......................... 47 
3.1  APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL RENOMBRE DE LA 
MARCA .......................................................................................... 49 
3.2  MENOSCABO DEL RENOMBRE DE LA MARCA ......................... 50 
4.  LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA EN EL DERECHO 
ESPAÑOL .......................................................................................... 51 
CONSIDERACIONES FINALES ................................................................... 54 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 54 








En este trabajo el lector se encontrará con el estudio realizado sobre los 
conceptos jurídicos de la marca Notoria y Renombrada, tanto en el sistema 
Andino como en el sistema de la Unión Europea. 
 
Para llegar a dicho estudio fue necesario el estudio de jurisprudencia 
pertinente, así como la investigación sobre los conceptos entorno a estos 
temas por parte de la legislación Internacional. 
 
El primer capítulo se dedicó al estudio de la marca en general, sus principios,  
funciones y tipología, aterrizando en la categoría por el nivel de conocimiento 
dentro del público, el cual nos abre la puerta a hablar sobre las marcas notorias 
y renombradas en el segundo capítulo; en este capítulo el lector podrá  
entender estas tipologías marcarias desde el sistema Andino y el derecho 
Internacional, entiéndase por este los sistemas Internacionales, el Convenio 
de la Unión de París, el sistema de Madrid y los llamados ADPIC. 
 
Lo anterior, nos lleva a buscar un punto de comparación con lo ya investigado, 
es por eso que en el tercer capítulo se hace una revisión del sistema de marcas 
notorias y renombradas en el sistema de la Unión Europa, encontrando 
similitudes y diferencias con lo ya estudiado. 
 
Es así, como llegamos al cuarto y último capítulo de esta investigación, donde 
nos aventuramos a proponer soluciones a los problemas actuales que tiene la 
legislación Andina respecto de estos conceptos y dejamos abierto el debate 







A lo largo de la historia las marcas han sido la forma de distinguir nuestros 
productos y servicios, desde la antigüedad cuando los artistas marcaban sus 
obras para diferenciarlas de sus colegas o el solo hecho de crear seudónimos 
con el ánimo de ser reconocidos y diferenciarse en el mundo artístico. 
 
De esa forma, las marcas han evolucionado y se ha visto la necesidad de 
clasificarlas encontrándonos dentro de esta categorización con las marcas 
notorias y renombradas; marcas que han adquirido tal estatus gracias a su 
reputación y conocimiento y que por lo cual han motivado este trabajo de 
investigación, puesto que al gozar de características reputacionales crean 
debates en cuanto a su clasificación, su nivel de conocimiento y nicho de 
mercado. 
 
Así mismo, desde el punto de vista legal nuestro ordenamiento jurídico, la 
Decisión 486 ha definido la marca notoria, más no la marca renombrada, lo 
cual motivó investigar el por qué no existe tal definición y que ha dicho la 
jurisprudencia andina al respecto. 
 
Viendo la comunidad andina como la unión de varios países en torno a la 
creación de una sola legislación para cada uno de sus miembros, y 
evidenciando los vacíos existentes en cuanto a un sistema de registro y la falta 
de definición de la marca renombrada, se consideró pertinente realizar un 
análisis comparado con la Unión Europea, por tratarse de otra unión de países 
buscando aunar esfuerzos en la consecución de una única regulación en 
materia de propiedad industrial y especialmente en el tema que nos atañe que 
es el de las marcas. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación nos 
conducirá a la obtención de una serie de similitudes y diferencias que nos 








Estudiados los temas de marca notoria y marca renombrada en el Derecho 
Andino, y al evidenciar la falta de tipificación de la marca renombrada en la 
legislación Andina, así como la no existencia de un procedimiento directo de 
registro para este tipo de marcas como el existente para las marcas 
tradicionales, y sobre todo ante las malas prácticas que desarrollan hoy en día 
para obtener la titularidad o el derecho sobre una marca notoria. Nace el deseo 
de investigar desde nuestro ordenamiento jurídico y comparándolo con el de 
la Unión Europea si es aceptable o no la tipificación de la definición de la marca 
renombrada en el sistema andino, si son iguales o no los elementos 
probatorios exigidos para obtener el reconocimiento de notoriedad o de 
remembranza y en especial la posibilidad de creación de un proceso de 
registro de marca notoria y renombrada, que contenga las etapas necesarias 




1. Realizar comparación entre los sistemas de registro marcario andino y de 
la unión europea. 
2. Revisar la forma de registro existente en la Unión europea. 
3. Determinar la importancia de la diferenciación entre la marca notoria y 
renombrada. 
4. Establecer la conveniencia de la creación de un sistema directo de marcas 
notorias y renombradas. 
5. Ver la pertinencia de realizar una diferenciación entre los medios de 
prueba de las marcas notorias y renombradas. 
1 
CAPÍTULO I. LA MARCA 
 
 
1.  CONCEPTO DE MARCA 
 
La humanidad desde sus inicios en su incesante busca del desarrollo ha sido 
motivada a una constante innovación y variación en sus creaciones; es así 
como en algún momento de la historia todas aquellas personas creadoras y 
admiradas por su talento en cualquiera de las artes o las ciencias se vieron 
avocadas a diferenciarse de otros, creando signos distintivos, como firmas, 
figuras y en ocasiones símbolos sin identificación1. 
 
Lo anterior con la finalidad de crear un reconocimiento en la sociedad y en 
especial de lograr un crecimiento en la reputación de las de sus obras en 
general, tal es el caso de Durero2, que se vio motivado a firmar sus cuadros 
con su sello particular para diferenciar sus obras artísticas de los otros artistas 
de su época. 
 
Estas motivaciones llevaron a la creación legal de la figura de los signos 
distintivos, en cuya clasificación resaltan las marcas, dado su alto valor 
intelectual y en especial a su valor posicional dentro del mercado. 
 
Es así como se vio la necesidad de homologar las normas en defensa de la 
propiedad industrial, de la cual hace parte los signos distintivos, fruto de esto 
nace lo que hoy en día conocemos como el Convenio de París de 1883 que 
hasta nuestros días es la norma base en propiedad industrial para todos 
                                                          
1 RENGIFO, Ernesto. Clase de Historia de la Propiedad Intelectual, Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia.  
2 DÜRER, Albrecht. Portrait of the artist as an entrepreneur. [en línea] Obtenido de: 
https://www.economist.com/christmas-specials/2011/12/17/portrait-of-the-artist-as-an-entrepr 
eneur  [recuperado 05/08/19] 
2 
aquellos países que se encuentren adscritos a dicho convenio, incorporando 
el concepto de marca y en especial su protección. 
 
Los ADPIC (Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De Propiedad 
Intelectual Relacionados Con El Comercio) como parte del sistema de mundial 
de Propiedad Intelectual cuyo objetivo es contribuir a promover la innovación 
tecnológica y su transferencia y difusión3, dice en su artículo 15 “Podrá 
constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación 
de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una 
empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como 
marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los 
nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las 
combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. 
Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o 
servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro 
de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los 
Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean 
perceptibles visualmente” 
 
En el caso colombiano, contamos con la Decisión 486 de la Comunidad 
Andina, la cual recoge todo lo concerniente a lo relacionado con la protección 
de la Propiedad Industrial para los países pertenecientes a la mencionada 
comunidad. 
 
Tratándose de marcas, reza la decisión 486 en su Artículo 134. “A efectos de 
este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir 
productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los 
                                                          
3 Organización Mundial del Comercio. El cambio climático y el Acuerdo sobre los ADPIC. [en 
línea] Obtenido de:  https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/cchange_s.htm [recuperado 
el 15 de mayo de 2018] 
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signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o 
servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para 
su registro”. 
 
Mientras tanto la doctrina se ha manifestado en el entendido la marca 
constituye un derecho de propiedad industrial y es un signo capaz de 
diferenciar productos o servicios similares provenientes de la competencia4. 
En palabras aún más simples, Otamendi la define como el signo que distingue 
un producto de u otro o un servicio e otro, considerándola como el vehículo del 
derecho de la competencia, pues la competencia sin las marcas se vería 
seriamente trabada y limitada5. 
 
2.  FUNCIONES DE LAS MARCAS 
 
Definida la marca, y continuando en la línea de Otamendi, las marcas cumplen 
unas funciones puesto que más allá de diferenciar uno de otro, la existencia 
de las marcas es la que permite que un consumidor compre el producto que 
quiere, y a su vez premiar el esfuerzo del dueño de la marca, de esta forma 
este último que es un fabricante o un comerciante buscará la mejor manera de 
atraer mayor clientela y generar reputación de su marca, basado en su calidad 
y de ser el caso, en su servicio6. 
 
Dicho esto, se advierte que la marca es un vehículo de competencia, el que 
existan las marcas permite que los consumidores puedan adquirir cualquier 
tipo de producto en cualquier lugar, y compitan entre sí7. 
                                                          
4 LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. Manual de Propiedad Industrial, Bogotá, 2014, pág. 36. 
5 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Buenos Aires, 2017, pág. 1 
6 Ibíd., pág. 1 
7 POUILLET, Eugene, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tous 
genres, 6 edición., París, 1912, pág.14. 
4 
Aunado a lo anterior, doctrinariamente se ha desarrollado una clasificación en 
las funciones de las marcas, las cuales procederemos a desarrollar y a citar. 
 
2.1 FUNCIÓN CLÁSICA DE LA MARCA 
 
La función clásica de la marca no es otra que permitir que el consumidor pueda 
distinguir la marca en el mercado, independientemente que esta se parezca a 
otra8; a manera de ejemplo podemos citar el ejemplo de “sprite” y “7 up” que 
pese a ser productos muy similares en diseño y color, las marcas que le 
distinguen permiten que el consumidor pueda diferenciarlos en el mercado.  
 
Esta función permite al consumidor comprar lo que realmente quiere, al 
hacerlo está reconociendo el esfuerzo realizado por el titular de la marca, quien 
cumplirá su propósito de aumentar sus ganancias y publicitar su marca9. 
 
2.2 FUNCIÓN ESENCIAL DE LA MARCA 
 
La función esencial de la marca consiste en que el consumidor conozca el 
origen empresarial de la marca, si bien es cierto hoy en día vemos como las 
marcas se van alejando de su origen empresarial, para el consumidor siempre 
será importante conocerlo, pues será uno de los factores que tendrá en cuenta 
al momento de tomar la decisión de adquirir los productos o servicios10. 
 
No obstante, hoy en día es más frecuente escuchar que la marca no distingue 
origen empresarial, y esto dado a que el público ignora quién es el fabricante 
de los productos que adquiere, sin embargo, eso no significa que el comprador 
deje de creer que lo que adquiere no tenga un origen empresarial, pese a 
                                                          
8 CASTRO GARCÍA, Juan David. La Propiedad Industrial, Bogotá D.C 2009. Pág. 66. 
9 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. pág. 1 
10 ALEMÁN BATÁN, Marco Matías. Las Marcas y las Patentes en el Marco del Proceso de 
Integración de la Comunidad Andina. Universidad de Álcala, 2012. Pág. 95. 
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desconocer su fabricante, pues el comprador siempre creerá que la marca está 
relacionada con un mismo origen, sin importan que quien la introduzca en el 
mercado sea una empresa licenciataria11, ejemplos las marcas “papa johns” y 
“Burger King” en Colombia, las cuales no operan directamente por su 
propietario, sino a través de franquicia. 
 
2.3  FUNCIÓN INDICADORA DE CALIDAD 
 
Sugiere la doctrina que esta función no ha sido aceptada de manera uniforme, 
puesto que algunos doctrinantes consideran que más bien está ligada al origen 
empresarial de la marca, toda vez que a un empresario no se le puede obligar 
a mantener la calidad en sus productos y servicios12. 
 
Sin embrago, consideramos más allá de lo citado, que el empresario titular de 
un derecho marcario sí tiene una responsabilidad para con su público 
consumidor, y mediante esa carga está en la obligación de mantener los 
estándares que le han permitido atraer un determinado público y ligarlo con su 
marca. 
 
2.4  FUNCIÓN CONDENSADORA DE GOOD WILL 
 
La función de buena reputación de la marca, en palabra de Fernández Novoa, 
esta es la función más importante para los titulares de la marca, en el sentido 
que es el mecanismo mediante el cual los titulares pueden lograr diferenciar 
sus productos y servicios de los competidores, y a la postre lograr una 
preferencia en el público consumidor.  
 
  
                                                          
11 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. págs. 2 y 3. 
12 ALEMÁN BATÁN, Marco Matías. Ob. Cit. Pág. 98.  
6 
2.5 FUNCIÓN PUBLICITARIA 
 
Otra de las funciones de las que habla la doctrina, es la publicitaria “sin una 
marca que lo designe, no sería posible efectuar publicidad de un objeto 
dado”13. 
 
De este modo, esta función toma importancia en el sentido que será a través 
de la marca, que el titular perciba beneficios, los cuales se obtendrán mediante 
la aceptación de la marca en el público consumidor, que a su vez se hará con 
una eficiente publicidad14. 
 
Si bien no ha sido aceptada por la mayoría de la doctrina, no hay que 
desconocer que al momento de acudir a figuras legales como la licencia, 
siempre será más fácil licenciar una marca con alto poder publicitario que una 
que no.15  
 
3. TIPOS DE MARCAS 
 
Entendiendo las marcas como signos distintivos cuya función principal es 
diferenciar en el mercado un empresario de otro, estas pueden clasificarse ya 
sea en razón a su percepción, en razón del número de personas que se 
benefician de su protección, en razón a su notoriedad o al alcance territorial. 
 
3.1  EN CUANTO A SU PERCEPCIÓN EN EL MERCADO 
 
Concibiendo la finalidad de la marca como la identificación que realiza un 
consumidor de un producto o un servicio, la percepción en el mercado de las 
                                                          
13 MATHELY, P, Le droit…., Ob. Cit., p.15. 
14 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 5. 
15 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Manual de la Propiedad Industrial, segunda Edición. Madrid. 
2013. Pág. 510. 
7 
marcas no es otra cosa que el impacto que en él se genera a través de sus 
sentidos del mismo, es decir, es el proceso intelectual mediante el cual, el 
consumidor valiéndose de sus sentidos conoce y e identifica la marca. Las 
marcas comúnmente son clasificadas en nominativas, figurativas, mixtas, 
tridimensional, sonora y olfativa.16 Sin embargo, también existen las de 
movimiento, posición y táctiles.  
 
3.1.1 Marcas Nominativas 
Las marcas nominativas, pueden dividirse en dos, por una parte, las marcas 
nominativas simples que son las que consisten, en una palabra, y las marcas 
nominativas compuestas que son las conformadas por dos o más palabras, no 
obstante, el solicitante no debe abusar del número de palabras para las 
marcas nominativas compuestas, pues podría perder el carácter distintivo de 








*Marca nominativa sin ningún tipo de letra especial o logo que la acompañe. 
 
3.1.2 Marcas Figurativas 
Las marcas figurativas son aquellas que se representa por una figura o un 
signo visual, y se caracterizan por la configuración que se da en sus formas.18 
                                                          
16 CASTRO GARCÍA, Juan David. Ob. Cit. Pág. 69. 
17 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit. Págs. 638 – 641. 
18 HOYOS BALLESTEROS, Ricardo. Branding El Arte de Marcar Corazones, Bogotá D.C. 
2016.  Pág. 24. 
8 
Este tipo de marcas19, son aquellas que se componen de figuras, diseños, 







3.1.3 Marcas Mixtas 
Son aquellas que están compuestas por un elemento nominativo y un 
elemento figurativo, son las marcas más frecuentes en el mercado, toda vez 
los empresarios procuran porque su elemento denominativo se acompañe de 
un elemento figurativo que genere recordación en el consumidor. 
 
  
                                                          
19 El elemento nominativo también puede estar acompañado de un elemento tridimensional y 
se considerará marca tridimensional mixta.  
20 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 4-IP-97. 
21 El poder de la marca está en la diferenciación y su mejor argumento es la calidad. Imagen 
tomada de @gvipatent https://twitter.com/gvipatent/status/431150702363017216 






Para citar más ejemplos, podemos hablar de la marca Lacoste, reconocida por 
su cocodrilo, que si bien es cierto su elemento denominativo genera 
recordación en el consumidor, es su elemento figurativo el que genera un 
mayor impacto en el consumidor, no obstante, para un mayor reconocimiento 
y en especial de garantía para el consumidor estos dos elementos deben estar 




Respecto a esta marca, resulta curioso que hace un tiempo adelantó una 
campaña de solidaridad con especies en vías de extinción25,  que si bien es 
                                                          
23 EmprendeRioja. La diferenciación de los emprendedores. El registro de marca. [en línea] 
Obtenido de: http://emprenderioja.es/blog/2012/03/06/la-diferenciacion-de-los-emprendedore s-
el-registro-de-marca/ 
24 Tentulogo. Lacoste. La historia del logo del cocodrilo. [en línea] Obtenido de: 
https://tentulogo.com/lacoste-la-historia-del-logo-del-cocodrilo/ 
25 El Universal. Lacoste cambia el icono logo de cocodrilo por especies en peligro de extinción. 
[en línea]. 03-01 de 2018. Obtenido de: http://www.eluniversal.com.mx/de-ultima/lacoste-
cambia-el-iconico-logo-de-cocodrilo-por-especies-en-peligro-de-extincion 
10 
cierto desde el punto de vista de los animalistas representa una ayuda en su 
misión y finalidad, si lo estudiamos desde el punto de vista marcario muestra 
como una marca fuerte en el mercado busca alejarse de elemento figurativo 
representativo y optar por nuevos logos en busca de que el elemento 
predominante sea el nominativo independientemente del logo que el 
consumidor observe cuando lo vea en el mercado. 
 
3.1.4 Marcas Tridimensionales 
Se considera que una marca es tridimensional cuando ocupa las tres 
dimensiones (alto, ancho y profundo). Se considera que una marca es 







3.1.5 Marcas Sonoras 
De acuerdo a lo estipulado en el literal c) de la Decisión 486, este tipo de 
marcas son registrables, sin embrago, para que proceda su registro es 
                                                          
26 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 23-IP-98. 
27 Casa Asin. Marca Tridimensional ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Junio de 2019. [en línea]. 
Obtenido de:   http://www.casas-asin.com/marca-tridimensional-qu-es-y-para-qu-sirve 
11 
indispensable que ésta pueda ser representada gráficamente, la cual se debe 





3.1.6 Marcas Olfativas 
Al igual que las sonoras, las marcas olfativas están reconocidas en la 
normatividad Andina en el literal c) del artículo 134, las marcas olfativas 
abarcan los olores, fragancias y aromas, sin embargo, estas han sido 
criticadas debido a la dificultad que presentan al ser representadas 
gráficamente. 30 
 
Ejemplo: formula química que describa la fragancia. 
 
3.2 EN RAZÓN A SU ALCANCE TERRITORIAL 
 
En principio las marcas solo tienen un alcance territorial, es decir que una 
marca registrada en Colombia sólo tendrá protección en Colombia, sin 
embargo, el titular de un derecho marcario puede ejercer la protección de su 
marca en otros territorios, ya sea mediante registro acudiendo ante la oficina 
                                                          
28 LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. Manual de Propiedad Industrial, Bogotá 2014, pág. 50. 
29 Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI). Requisito: El registro sonoro y su 
descripción gráfica. [en línea]. Obtenido de: https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-
article-1156.html 
30 LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. Ob. Cit. pág. 50 y 51. 
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nacional competente respectiva o desde su país de origen a través del Sistema 
de Madrid.31 
 
En otros ámbitos territoriales existen sistemas subregionales como es el caso 
de Benelux32,  que es un acuerdo de cooperación intergubernamental entre 
Bélgica, los  Países Bajos  y  Luxemburgo, mediante el cual cualquier 
interesado en obtener protección de su registro marcario en los mencionados 
países, lo puede hacer a través de Benelux y así implicar trámites y costos. 
 
Otro sistema subregional y tal vez de los de mayor importancia para los 
titulares de marcas por su amplio espectro, es el de la Unión europea, que 
mediante la Directiva 89/104/CEE33, aproximó las legislaciones en materia de 
marcas, basándose en el principio de protección unitaria, de tal manera que 
una marca registrada en alguno de los estados pertenecientes debe gozar de 
igual protección en todos los Estados miembro de UE. 
 
Aunado a lo anterior la UE o antes llamada Consejo de la Unión Europea, 
adoptó el Reglamento de marca Comunitaria (CE9 40/94, en el cual se le 
permite al solicitante registrar su marca en toda la Unión Europea con una 
única solicitud34.  
 
  
                                                          
31 “El Sistema de Madrid de registro internacional de marcas se rige por el Arreglo de Madrid, 
adoptado en 1891, y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado en 1989. El sistema 
permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro 
internacional que surte efecto en cada una de las Partes Contratantes que hayan sido 
designadas”. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Arreglo de Madrid 
relativo al registro Internacional de marcas. [en línea]. Obtenido de: http://www.wipo.int/trea 
ties/es/registration/madrid/ 
32 Benelux. L’histoire de l’Union Benelux. [en línea]. Obtenido de: http://www.benelux.int/fr 
/benelux-unie/le-benelux-en-quelques-traits/ [recuperado el 22 de mayo de 2018] 
33 EUR-Lex. Documento 31989L0104. [en línea]. 23–12 de 1991. Obtenido de: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1989.040.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L: 
1989:040:TOC 
34 CASADO A. (“El Derecho …, Ob. Cit. p 56) 
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3.3 POR EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DE ELLA 
 
La marca popularmente es conocida como ese signo distintivo que sirve para 
diferenciar los productos y servicios de un comerciante respecto de sus 
competidores, con lo cual entenderíamos que la marca buscará beneficiar 
solamente a su titular única y exclusivamente, sin embrago en la tipología 
marcaria nos encontramos frentes a las marcas colectivas35 y de 
certificación36, cuyo propósito es el permitir el agrupamiento de gremios y de 
conjuntos de empresas, para que estas en comunidad protejan de manera 
colectiva sus marcas tanto de productos como de servicios37. 
 
3.4 POR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DENTRO DEL PÚBLICO 
 
Respecto del nivel de conocimiento dentro del público podemos pensar que 
existen diversos criterios para determinar que una marca sea o no conocida 
por un amplio público consumidor. Un criterio es la reputación de la marca, ya 
que sea buena o mala hará que un número determinado de personas 
conozcan o no de esta38; otro criterio su nacionalidad, pues es preciso aclarar 
que lo que puede ser una marca muy conocida en Colombia, puede que no lo 
sea en otro país del mundo, y para ejemplificar podríamos citar al 
“chocorramo”, que es un producto comestible muy famoso en el mercado 
colombiano39, pero en otro país del mundo puede que no lo sea; de igual forma 
podemos pensar como criterio el rango de edad al cual va dirigida la marca, 
                                                          
35 Art 180 D. 486. Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el 
origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a 
empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular. 
36 Art 185 D. 486. Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado 
a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular 
de la marca. 
37 CASTRO GARCÍA, Juan David. Ob. Cit. Págs. 78 y 79. 
38 Un ejemplo podría ser la marca “Cicatricure” que a pesar de tener múltiples investigaciones 
por publicad engañosa, es muy conocida y popular en el mercado. 
39 Expertos en marca. Chocoramo: una marca que está pegada de un listón. [en línea]. 20 de 
noviembre de 2017. Obtenido de: http://www.expertosenmarca.com/chocoramo-una-marca-que-
esta-pegada-de-un-liston/ 
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pues una marca que vaya dirigida a un público juvenil no siempre generará 
conocimiento dentro de un público más longevo y viceversa40. 
 
Por otra parte y ya estudiando las marcas desde un punto de vista 
eminentemente legal, vemos como las marcas con un alto nivel de 
conocimiento dentro del público  quiebran los principios marcarios de 
territorialidad y especialidad41, por tal motivo, las jurisdicciones con el ánimo 
de otorgar protección a estas marcas han adoptado por incluir en sus 
legislaciones las figuras de las marcas notoriamente conocidas y las marcas 
renombradas42; por un lado, nos encontramos frente a la marca notoria que 
desde su desarrollo ha sido concebida como aquella que es conocida por los 
consumidores de la clase de productos o servicios a que se dirige la marca.43 
Y por otro, la marca renombrada es la conocida por el público en general y no 
sólo por los consumidores pertenecientes al sector de productos o servicios 
distinguidos por el público consumidor44.  
 
De acuerdo con lo anterior, es necesario explicar en detalle la marca notoria y 
la marca renombrada y establecer sus diferencias en aras de una mejor 
comprensión para el lector. Por tal motivo, nos encontraremos en el siguiente 
capítulo frente al concepto de estas figuras, su existencia o no dentro del 
régimen legal Andino, en el europeo, sus ventajas y desventajas y su 
necesidad o no de reglamentación y/o modificación. 
 
 
                                                          
40 Para citar ejemplos podemos hablar de marcas de juguetes o marcas de series televisivas 
que pueden ser muy populares en públicos de determinadas edades y en otros no. 
41 Principios decantados doctrinariamente que se refieren a que una marca que se registre en 
un territorio solo tendrá derechos y será protegida por el Estado en ese territorio y de acuerdo 
a los productos y servicios para los cuales se haya registrado.  
42 En algunas legislaciones como la Andina solo se optó por la marca notoriamente conocida. 
43 FERNÁNDEZ NOVOA, C. Fundamento de Derecho de Marcas, Madrid 1984, Pág. 32. 
44 MAGAÑA RUFINO, José Manuel. Las marcas Notoria y Renombrada en el Derecho 
Internacional y mexicano, México 2010, Pág. 7. 
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CAPITULO II. LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA 
 
 
1. CONCEPTO MARCA NOTORIA 
 
La notoriedad es el status de grado superior al que llegan pocas marcas. Es la 
aspiración que los titulares de derechos por lo general querrán, y lo cual les 
obligará a generar un alto de grado de aceptación y reconocimiento, mediante 
el éxito que pueda tener el producto o servicio que distinguen45. 
 
Los signos distintivos notoriamente conocidos, denominados también como 
marcas notorias, se quedan en la mente de las personas y son reconocidas 
por los consumidores de un sector pertinente, es así, como cuando nos dicen 
una palabra inmediatamente la ligamos con un producto especial, un color o 
un sonido, ya podemos decir que esa marca es notoriamente reconocida46. 
 
Si bien las marcas notorias no pueden ser consideradas sinónimos de calidad 
y publicad, no puede dejarse de lado que estas traen consigo una fuente de 
satisfacción en el consumidor47, lo cual denota calidad y no puede 
desconocerse que para que una marca adquiera conocimiento es necesaria 
una inversión considerable en publicidad. Sin embargo, como bien lo señala 
Otamendi: “estos factores que hacen más a la explicación sobre cómo 
alcanzar la notoriedad que a la de notoriedad misma, son muy relativos. No 
hay fórmulas matemáticas aplicables con exactitud a cada caso”48y es que en 
el mercado se pueden encontrar diferentes escenarios, tal como los productos 
                                                          
45 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 443. 
46 Superintendencia de Industria y Comercio. Marca notoria, una marca que está en la mente 
del consumidor. [en línea] Por: Andrea del Pilar Mancera Rojas – Periodista OSCAE –SIC. 
Obtenido de: http://www.sic.gov.co/ruta-pi/junio21/marca-notoria-una-marca-en-la-mente-del-
consumidor 
47 SCHETER, Frank I. The rational basis of trademark protection. TMR 60-340. 
48 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 444. 
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destinados a públicos especializados que son de excelentísima calidad, pero 
no son conocidos por un público amplio; el de los productos que pueden tener 
una calidad media, pero son sumamente conocidos por el público consumidor 
debido a su costo de fácil adquisición, o en de los productos que pese a no 
realizar o invertir en publicidad en determinados territorios, son conocidos por 
las redes sociales, o simplemente por el acceso a canales de televisión 
internacionales. Por lo anterior, si bien la calidad y la publicidad pueden ser 
elementos importantes al momento de considerar la notoriedad de un signo 
distintivo, no son criterios determinantes, pues pueden variar dependiendo de 
las circunstancias de conocimiento de cada producto que distinga la marca49. 
 
Desarrollado el concepto de la marca notoria, es importante mencionar las 
normas de tipo internacional que mencionan y desarrollan la protección de esta 
figura marcaria, por lo cual empezaremos con el Convenio de París como el 
primer gran convenio Internacional que buscó la protección de todos los 
creadores intelectuales. 
 
1.1 CONVENIO DE PARÍS DE 1883 
 
Si bien el convenio de París no trae una definición de lo que se considera 
marca notoria, sí establece los derechos con los que cuenta el titular de dicho 
derecho marcario. 
 
El artículo 6 bis del convenio de París de 1883 con respectivas revisiones 
establece en la actualidad: Los países de la Unión se comprometen, bien de 
oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a 
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de 
comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles 
                                                          
49 OTAMENDI Jorge. Ob. Cit. Págs. 444 y 445. 
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de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del 
registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya 
marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y 
utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la 
parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca 
notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con 
ésta…, texto del cual podemos inferir que el titular de una marca notoria cuanta 
con la posibilidad de exigir que no se conceda un derecho a un tercero, que se 
declare la nulidad y que se ordene el cese del uso de toda marca que imite o 
pueda generar confusión50 en el público consumidor.  
 
Es decir, el artículo 6 del Convenio de París tiene por finalidad el evitar que 
terceros obtengan registro marcario que pueda llegar a ser confundible con 
una marca notoria, otorgando dicha protección a marcas que no 
necesariamente han sido registradas en el país donde se procura su 
protección51.  
 
Sin embargo,  el Convenio de París solo se refirió a las marcas notorias de 
producto, sin manifestarse respecto de las marcas notorias de servicio, por tal 
motivo, será necesario el estudio de este punto a través de los llamados 
Adpic52. 
 
                                                          
50 Entiéndase por confusión el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de 
que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas 
económicamente. Casa Juana. Riesgo de confusión de marcas. [en línea] Obtenido de: 
http://www.jlcasajuanaabogados.com/riesgo-de-confusion-de-marcas/  (recuperado el 19 de 
septiembre de 2018). 
La confusión puede ser directa o indirecta, la primera cuando el consumidor adquiere un 
producto convencido de que está adquiriendo otro, y la segunda cuando el consumidor 
adquiere un producto o servicio creyendo que tiene un origen empresarial determinado, pero 
en realidad tiene otro. 
51 HARO BRAVO, Zaira Vanessa. Las Marcas Notorias y Renombradas: conceptualización, 
Protección y Publicidad. Trabajo fin de master, Quito, febrero de 2019, pág.19 
52 Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados Con 
El Comercio. 
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1.2  LOS ACUERDOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS 
CON EL COMERCIO ADPIC 
 
Los llamados Adpic, que son los acuerdos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio, nacen para reforzar y complementar lo 
dispuesto en el convenio de París, sin embargo, tampoco encontramos una 
definición de marca notoria. 
 
Si bien no define qué se entiende por marca notoria ni sus elementos para 
acreditarse, si podemos observar que deja a cada país los criterios que debe 
exigir a las marcas para obtener el nivel de notoriedad. 
 
El artículo 16.2 reza: se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar 
si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros 
tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del 
público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como 
consecuencia de la promoción de dicha marca. De lo anterior se evidencia que 
para la protección de la marca notoria, no es necesario el uso en el país 
correspondiente, si no la demostración de conocimiento en el público en 
general sean o no consumidores53. 
 
En los puntos 2 y 3 de su artículo 1654, podemos observar que la norma amplía 
la protección existente para marcas notorias de productos también a las 
                                                          
53 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 453. 
54 2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. 
Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros 
tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la 
notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de 
dicha marca. 
3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o 
servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio 
ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o 
servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada 
y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca 
registrada. 
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marcas de servicio; además amplía la protección del convenio de parís de un 
eventual riesgo de confusión a la protección contra todo acto que pudiese 
lesionar los intereses del titular de la marca notoria55. 
 
Por otra parte, los ADPIC al igual que el Convenio de París no exige que la 
marca notoria sea utilizada en un sector económico determinado del estado 
miembro en el cual se busque su protección, si no que bastará con que se 
haya hecho conocida en el campo industrial, es decir, tanto en ADPIC como 
en París se reconoce el rompimiento del principio de especialidad por parte de 
las marcas notorias56. 
 
Respecto de la ruptura del principio de especialidad, señala Monteagudo57 que 
la marca notoria, tiene una ruptura parcial, dado que esta marca tiene su 
reconocimiento en un sector determinado más no en general, como si lo logra 
la marca renombrada, gracias a la dimensión que alcanza su prestigio, por lo 
que para él ni los ADPIC ni París hacen referencia a la marca renombrada. 
 
Por otra parte, revisados el Convenio de París y los comúnmente llamados 
ADPIC, será obligación de esta investigación, referirse al sistema de Madrid, 
entendiéndolo como un sistema facilitador de registros marcarios, que puede 
traer consigo beneficios o desventajas para las marcas notorias. 
 
1.3 SISTEMA DE MADRID 
 
El sistema de Madrid, que está compuesto por el Arreglo y su Protocolo de 
Madrid58, es un mecanismo creado con el objetivo de simplificar el trámite de 
registro marcario de sus estados miembros, de tal manera que el titular de 
derechos marcarios de un país o que tenga esa expectativa, puede adelantar 
                                                          
55 MAGAÑA RUFINO José Manuel. Ob. Cit. Págs. 92 y93. 
56 HARO BRAVO, Zaira Vanessa. Ob. Cit. pág. 24. 
57 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección De La Marca Renombrada, primera edición, 
Madrid: Ed. Civitas, págs. 108-109. 
58 Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 y Protocolo de Madrid de 28 de junio de 1989. 
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el trámite de registro desde el país de origen a cualquiera de los países 
miembros, permitiéndole un ahorro de tiempo y dinero. 
 
El mencionado sistema de Madrid, no desarrolla ni contempla expresamente 
protección de la marca notoria, sin embargo, como bien lo señala MAGAÑA 
RUFINO JOSE MANUEL, sí dispone en el apartado 1 del artículo 5 que el 
registro de una marca internacional puede ser negado si contraviene alguna 
disposición establecida en el Convenio de París59, y de acuerdo a éste último 
existe obligación para los países miembros de impedir el registro de una marca 
que reproduzca, imite o traduzca una marca notoriamente conocida en el país 
de uso o de registro. 
 
1.4  DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 
La decisión 486 de 2000 en su artículo 224 define el signo distintivo 
notoriamente conocido como aquel que: “fuese reconocido como tal en 
cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la 
manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”, pese a no dar una 
definición amplia y entendible de lo que debe considerarse como un signo 
notoriamente conocido y para nuestro caso de estudio, una marca 
notoriamente conocida; el mencionado artículo nos brinda un primer concepto 
o requisito que debe contener la marca notoria, y es reconocimiento y 
reputación que debe tener en su sector pertinente.  
 
Por otra parte, el Tribunal Andino de Justicia manifiesta en uno de sus 
pronunciamientos: “Este Tribunal de Justicia ha calificado como notoria, a la 
marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de 
individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de 
                                                          
59 MAGAÑA RUFINO José Manuel. Ob. Cit. Pág. 69. 
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bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida 
entre dicho grupo.).”60 
 
De esta forma, se puede afirmar que las marcas notorias son las que, gracias 
a la intensidad de su uso, obtienen reconocimiento entre el público consumidor 
al que aplica, por lo cual, son objeto de un nivel superior de protección por 
parte del régimen marcario y del Estado.61 
 
Así mismo, y más allá de la definición mencionada en la Decisión 486, la 
interpretación prejudicial mencionada, y la doctrina citada, es necesario para 
considerar que una marca sea notoriamente conocida que concurran al menos 
tres elementos: 1) El uso intensivo de la marca, 2) Reconocimiento y 
reputación de la marca, 3) Grupo determinado de consumidores en el 
mercado.62 
 
Respecto del primer elemento, el uso es importante mencionar que para que 
exista un uso efectivo de la marca, es necesario una inversión de tiempo y 
dinero por parte de su titular, toda vez que en la mayoría de las ocasiones es 
mucho más fácil lograr la notoriedad de una marca antigua en el mercado que 
de una nueva. Por tal motivo, el titular debe esforzarse en lograr demostrar un 
uso ininterrumpido de la marca con la puesta a disposición de sus productos y 
servicios a un público en especial63. 
                                                          
60 Tribunal Andino de Justicia Interpretación Prejudicial Nº 126-IP-2003. (Proceso N° 07-IP-96. 
G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997. Marca: REMAVENCA 
61 GUERRERO GAITÁN, Manuel. El Nuevo derecho de Marcas, Bogotá 2016, Pág. 186. 
62 Ibíd., Págs. 183,184. 
63 Tribunal Andino de Justicia, proceso 15-IP-99: “(...) El uso de la marca deberá ser real y 
efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la 
misma, sino que debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no 
simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola 
publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de 
la marca, en el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca 
con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la misma deberá materializarse 
mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, 
como verdaderos actos de comercio. 
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Respecto del segundo elemento, el reconocimiento y reputación de la marca, 
se debe partir de una conclusión esencial y es que el consumidor debe tener 
un mayor conocimiento y recordación de la marca notoria que de la marca 
común, pues el titular del derecho marcario ha encaminado todos sus 
esfuerzos económicos en publicidad y difusión de la marca para lograr ese 
objetivo; es de resaltar que no es necesario que concurra el elemento de 
calidad, puesto que la recordación por parte del consumidor respecto de la 
marca no siempre va asociada a calidad del producto o servicio, por tanto es 
común que el consumidor reconozca una marca como notoriamente conocida 
sin la necesidad de considerar a la vez como una marca con altos estándares 
de calidad.64 
 
Por último y como tercer elemento, el grupo determinado de consumidores en 
el mercado, en palabras de Otamendi, “la notoriedad se define como aquel 
grado superior de aceptación por el público consumidor, que, en 
consecuencia, de la buena fama comercial, calidad, y distintividad ante otros 
productos o servicios dentro del mercado”65. De acuerdo a lo anterior, además 
del uso efectivo que debe hacerse de la marca y su posicionamiento en el 
mercado, será carga para el titular del derecho lograr su recordación en el 
grupo de consumidores para el cual va dirigido, de tal manera que el público 
consumidor pueda determinar y recordar el origen empresarial de los 
productos o servicios adquiridos sin confundirlos o atribuirlos a un competidor. 
 
2.  CONCEPTO MARCA RENOMBRADA 
 
La marca renombrada considerada como el más alto grado de reconocimiento 
de una marca, es sin lugar a dudas el status que pretenden todas las marcas 
en el mercado, pues trae consigo la posibilidad de quebrantar los principios de 
                                                          
64 GUERRERO GAITÁN, Manuel. El Nuevo derecho de Marcas, Bogotá 2016, Pág. 185. 
65 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. pág. 355 
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territorialidad y de especialidad que gobiernan a las marcas comunes, además 
de sobrepasar el concepto de ser notoria en un sector específico para ser 
totalmente conocida por el público en general. Por lo cual, la marca 
renombrada es un instrumento generador  y comunicador ante el público 
consumidor de la fama y prestigio que en ella se condensa, por lo que ésta 
como tal está dotada de una fuerza atractiva.66 
 
Así como fue analizado el Convenio de París respecto de la marca notoria, 
será necesario estudiarla nuevamente en aras de evidenciar si de alguna u 
otra forma hizo referencia a la marca renombrada. 
 
2.1 CONVENIO DE PARÍS 
 
El Convenio de París para la protección de la propiedad Industrial no tiene 
definición de la marca renombrada, ni tampoco mecanismos para su 
protección, sin embargo, consideramos que la marca renombrada es una 
marca notoria que ha alcanzado un estatus superior, en el sentido que no solo 
es conocida por un sector en específico, si no por todo el público consumidor. 
Por lo tanto, podríamos considerar que la norma de protección de la marca 
notoria debería proteger de igual forma a la marca renombrada. Pero como 
bien se señaló, la protección otorgada por el Convenio de París surge cuando 
hay riesgo de confusión con una marca que distinga productos idénticos y/o 
similares, por ende, tal protección no cobija a las marcas renombradas, puesto 
como se ha dicho, la marca renombrada abarca todo el público consumidor67. 
Por otra parte, si bien el artículo 6 del Convenio de París no protege a las 
marcas renombradas, no podemos desconocer que este Convenio dotó de 
                                                          
66 Señalado por MASSAGUER, J. MONTEAGUDO, M. “las normas relativas a las marcas de 
fábrica o de comercio en los acuerdos sobre los ADPIC”, en los derechos de propiedad 
intelectual en la organización mundial del comercio, t, I, Madrid, 1997. Pág. 175. 
67 MAGAÑA RUFINO, José Manuel. O. Cit. Pág. 58. 
24 
otras herramientas jurídicas a los países de la Unión, y ejemplo de esto es su 
artículo 10 bis que prohíbe la competencia desleal68. 
 
Por lo tanto, cada uno de los países adheridos al Convenio de Paris más allá 
de considerar que no deben otorgar protección a la marca renombrada por no 
existir taxativamente dicha obligación, no pueden desconocer la obligatoriedad 
de protección mediante la prohibición de competencia desleal, a favor de las 
marcas renombradas. 
 
2.2  LOS ACUERDOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS 
CON EL COMERCIO ADPIC 
 
Si bien los llamados ADPIC no contienen referencia expresa respecto de la 
protección de la marca renombrada; siguiendo con la postura manifestada en 
este trabajo de que toda marca renombrada es notoria, podemos inferir que la 
ampliación de protección antes mencionada que cobija a las marcas notorias 
con la expedición de los ADPIC, también aplica para las marcas renombradas. 
De tal forma, que estas marcas, las renombradas, se verán beneficiadas 
contra todo acto que pudiese lesionar los intereses del titular de la marca ya 
sea de producto o servicio. 
 
 
                                                          
68 Artículo 10 bis Convenio de París.  
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la 
Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos 
honestos en materia industrial o comercial. 
3) En particular deberán prohibirse: 
i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del 
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 
ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el 
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 
iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir 
al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en 
el empleo o la cantidad de los productos. 
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2.3 SISTEMA DE MADRID 
 
Al igual que ocurre con la marca notoria, este citado sistema de Madrid, no 
desarrolla ni establece expresamente una protección a la marca renombrada, 
sin embargo, entendiendo que la marca renombrada es también una marca 
notoria de acuerdo al desarrollo de este escrito, se vislumbra que tendrán la 
misma protección. 
 
2.4  DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 
Si bien la legislación comunitaria andina no tiene una definición de lo que es 
la marca renombrada, el Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado al 
respecto, manifestando que: “la marca renombrada que antes se mencionó 
debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados 
diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca 
notoria. Puede derivarse entonces que toda marca renombrada es notoria, 
pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más 
exigente”.”69 
 
Por otra parte, doctrinalmente se entiende que una marca es renombrada 
cuando es conocida por el público en general y no solo por los consumidores 
pertenecientes al sector de los productos o servicios distinguidos por la 
misma70. 
 
Visto lo anterior, es claro como la marca renombrada, a pesar de no tener 
definición en nuestra legislación, ha tenido desarrollo en los últimos años, 
máxime cuando en nuestra opinión se hace necesaria una diferente definición 
                                                          
69  Tribunal Andino de Justicia Proceso 01-IP-87. (Proceso 1-IP-87, G.O. N°28 de febrero 15 
de 1988) 
70 MAGAÑA RUFINO, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 7. citando a BERCOVITZ A, BOTANA M, 
OTERO LASTRES J.M, GONZALES BUENO C.  
26 
entre la marca notoria y la renombrada en nuestra legislación, dado que no se 
puede igualar una marca que es conocida en un sector específico como lo es 
“Legis” para los abogados, mientras existe “converse” para un público 
totalmente general. 
 
Así como las marcas en general ostentan unas funciones71, la marca 
renombrada, como aquella que  goza de un máxime de protección, debido no 
solo a su reputación, sino a su conocimiento en general, tiene a su vez unas 
funciones que de acuerdo a Fernández Novoa son: 1.) Función indicadora de 
Procedencia empresarial; 2.) función indicadora de calidad72. 
 
2.5  LA FUNCIÓN INDICADORA DE LA PROCEDENCIA EMPRESARIAL 
DE LA MARCA RENOMBRADA 
 
Es considerada como la función primordial de las marcas en general y 
tratándose de las marcas renombradas por supuesto toma mayor relevancia, 
en el entendido que la marca debe generar reacción en el consumidor, y esa 
reacción debe ser la de recordar que todos los productos o servicios que 
adquiera de la misma clase provienen de la misma empresa. 
 
Por tal motivo cuando encontramos el logotipo de nike en toda clase de 
artículos deportivos, nosotros como consumidores inmediatamente 
reconocemos su origen empresarial y en ningún momento pensamos en que 
pueda ser otro fabricante quien esté fabricando las prendas. 
 
                                                          
71 Fernández Novoa, en su obra de Fundamentos de derecho de Marcas, resalta que las 
funciones de las marcas son cuatro: 1.) indicar la procedencia empresarial de los productos y 
servicios; 2.) indicar la calidad de los productos y servicios; 3.) condensar el eventual good will 
de los productos y servicios; y 4.) operar como medio de publicidad y promoción de esos 
productos y servicios. 
72 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Estudios sobre la protección de la marca renombrada, 
Madrid 2014, Págs. 35 y 37. 
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2.6 LA FUNCIÓN INDICADORA DE CALIDAD DE LA MARCA 
RENOMBRADA 
 
Si bien la calidad de los productos y los servicios no son definitivos para 
considerar una marca como renombrada, ésta si tiene como función indicar 
calidad a los consumidores, pues resulta obvio que el consumidor crea que 
todos los productos y servicios que adquiere de una marca, ostentan la misma 
calidad, en este sentido se puede afirmar que la marca es un signo que 
proporciona al consumidor la información acerca de una calidad constante del 
producto o servicio73. 
 
Revisados los conceptos de marca notoria y renombrada, y en especial desde 
su protección en la legislación internacional, procederemos realizar un 
comparativo que nos permita determinar con mayor claridad cada una de sus 
diferencias. 
 
3.  DIFERENCIAS ENTRE MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA 
 
Para sectores de la doctrina, conocer el grado de conocimiento de las marcas, 
es de suma importancia hablar de los factores cuantitativos y cualitativos para 
determinar el grado de notoriedad de las marcas. Entendiendo los elementos 
cuantitativos como: ventas, publicidad, uso, alcance geográficos y resultados 
de encuestas; mientras que los elementos cualitativos como los referidos a 
factores sociales y emocionales tal como el prestigio alcanzado por la marca74. 
 
De tal forma, que cuando queremos diferenciar entre las marcas notorias y 
renombradas, será necesario referirnos a los aspectos cuantitativos más no a 
                                                          
73 Ibíd., Pág. 41. 
74 DIHURIS. Marcas Notorias y Marcas Renombradas: delimitación conceptual. [en línea] 31 
de julio de 2015. Obtenido de: http://www.dihuris.es/2015/07/31/marcas-notorias-marcas-
renombradas/ [recuperado 26/02/19] 
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los cualitativos. Toda vez que en los primeros se denota su gran diferencia, en 
especial cuando hablamos del alcance territorial. 
 
Revisados los conceptos de marca notoria y marca renombrada, resulta claro 
para nosotros que los dos tipos de marcas no pueden ser visto ni analizados 
como figuras independientes, si no por el contrario como marcas hermanas 
que tienen un diferente grado de difusión. 
 
Es decir, una marca notoria será aquella que rompe el principio de 
especialidad de forma relativa ya que es conocida por el sector del mercado al 
que pertenecen los productos y servicios distinguidos por ella75 y conexos,  
mientras que la marca renombrada76 es la conocida por el público en general 
y no sólo dentro un sector determinado al cual está dirigido el producto o 
servicio77. Esta rompe el principio de especialidad de modo absoluto. 
 
Así las cosas, podemos afirmar que la marca notoria y la marca renombrada a 
pesar de compartir ser conocidas por el público, su diferenciador radica en su 
grado de difusión, pues como hemos visto, la marca notoria será conocida por 
el público al cual va dirigida, mientras la marca renombrada por el público en 
general78. 
 
Por otra parte, encontramos diferencia en estas dos tipologías marcarias 
respecto de su aspecto probatorio, de acuerdo al artículo 228 de la Decisión 
                                                          
75 Un claro ejemplo sería la marca “legis”, que dentro el gremio de los abogados y contadores 
públicos es notoriamente conocida, por ser una marca que distingue material editorial de 
frecuente consulta por estas profesiones, sin embargo, para el resto de profesiones existentes 
no es para nada conocida.   
76 Un claro ejemplo que podemos citar es el de la marca “panini” que, pese a estar dirigido a 
un público coleccionista, cualquier persona indistintamente que sea o no coleccionista conoce 
la existencia de la marca “panini”. 
77 MAGAÑA RUFINO, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 10. citando a BERCOVITZ A, (Apuntes… 
Ob. Cit. Págs. 493-494.  
78 Ibíd., Pág. 10. citando a LEME DEVESA C. a BERCOVITZ A, (apuntes…, Ob. Cit. pág. 493-
494. 
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486 la notoriedad debe probarse por quien la alegue, en cambio tratándose de 
la marca renombrada ha manifestado la jurisprudencia que esta no necesita 
ser probada, pues su renombre se considera como un hecho notorio, y los 
hechos notorios se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria 
alguna79. Posición jurisprudencial con la que no estamos de acuerdo, pues 
resulta vaga y subjetiva y atendiendo a que, si el estatus más alto de una 
marca es el de renombrada, debería ser el más difícil de adquirir y no el más 
fácil. 
 
4.  INEXISTENCIA EN LA LEGISLACIÓN ANDINA DE LA MARCA 
RENOMBRADA 
 
En nuestro ordenamiento actual que regula lo relacionado con el derecho 
marcario, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no hay 
distinción entre el concepto de marca notoria y marca renombrada. 
 
El legislador Andino estableció en el artículo 224 de la Decisión 486: “Se 
entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido 
como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, 
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho 
conocido”, siendo consecuente con las definiciones doctrinales que hemos 
desarrollado a lo largo de este escrito respecto de la marca notoria, tanto así 
que el legislador desde la misma concepción del signo notoriamente conocido, 
lo limita al sector pertinente. 
 
Vista la definición Andina, el legislador no sólo no distinguió entre el signo 
notorio y renombrado, si no que si quiera mencionó la existencia del 
renombrado, ya que, al parecer, la voluntad del legislador Andino simplemente 
                                                          
79 Tribunal Andino de Justicia Proceso 269 IP-2016 
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era dar una protección más amplia y reforzada al signo notoriamente conocido, 
sin hacer distinciones en relación con su grado de notoriedad o conocimiento 
dentro del público en general. Es decir, para el legislador Andino no hubo 
necesidad de diferenciar la marca notoria y la marca renombrada, ya que para 
éste no existe una protección al signo distintivo por ser notorio y otra por ser 
renombrado80.  
 
El legislador andino con el ánimo de brindar protección a las marcas ya 
conocidas contra posibles actos no permitidos o parasitarios, fue evitarle al 
titular de dicho derecho marcario, el tener que demostrar que su marca es 
renombrada o conocida por el público en general. Por tal motivo, el titular con 
tan solo demostrar que su marca es conocida en el sector pertinente al que 
ofrece productos y servicios (notoria), rompe con los principios de 
territorialidad y especialidad y así obtiene toda la protección del caso contra 
todo posible riesgo de uso parasitario.  
 
Sin embargo, si bien la intención del legislador es totalmente sana y protectora 
de los titulares de los derechos marcarios, desde nuestro concepto es un error 
en la interpretación del legislador al no querer diferenciar los dos tipos de 
marcas en la D.486, pues el limitar el concepto de los signos notoriamente 
conocidos al de la marca notoria, da la posibilidad que una marca que debería 
solamente contar con el nivel de notoria, dotarse del estatus y reputación de 
renombrada sin serlo, quebrantando lo dicho doctrinariamente que toda marca 
renombrada es notoria, pero ninguna marca notoria es renombrada.81 
 
                                                          
80 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS 
MENDOZA, Marcelo. “La Marca Renombrada en el actual Régimen Comunitario Andino de 
Propiedad Intelectual”. Revista Foro No. 6, II semestre, Quito, Ecuador: Universidad Andina 
Simón Bolívar, 2006.  
81 MAGAÑA RUFINO, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 10. citando a MASSANGUER J., (Algunas 
cuestiones…, Ob. cit. Pág. 5 y BERCOVITZ RODRIGUEZ. CANO A., (Apuntes…, Ob. cit. 
Págs. 493-949. 
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5. PROBLEMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS 
NOTORIAS 
 
Si bien es cierto, la normatividad andina propende por la protección de las 
marcas notorias, no podemos olvidar que en este sistema como tal no existe 
un procedimiento directo para solicitar la notoriedad. 
 
En la actualidad, en el sistema Andino el mecanismo de obtención de 
notoriedad de una marca es mediante el trámite de oposición a otro signo 
distintivo, proceso mediante el cual la autoridad administrativa competente 
podrá otorgar notoriedad a la marca opositora si demuestra los presupuestos 
para la obtención, que como bien lo afirma JOSE MANUEL OTERO LASTRES 
“el medio de prueba especialmente dirigido a determinar con mayor exactitud 
la extensión del conocimiento de una marca entre los consumidores, es el 
estudio de mercado”82, en el cual se tendrán en cuenta los siguientes 
presupuestos. 
 
1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca 
entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País 
Miembro83. 
 
2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión 
geográfica de utilización de la marca y su promoción84. 
 
                                                          
82  LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL DERECHO MARCARIO 
ANDINO (Texto de la conferencia pronunciada por el Autor en el Seminario organizado por el 
Tribunal del Acuerdo de Cartagena en Quito, Cuenca, Guayaquil y Trujillo en julio de 1996 
83 (literal a del artículo 228 de la Decisión 486). 
84 (literales b) y c) del artículo 228 de la Decisión 486). 
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3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para 
promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o 
servicios a los que se aplique85. 
 
4. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas o ingresos86. 
 
Sin embargo, lo dicho anteriormente es un problema que tiene nuestra 
legislación, y es que es una práctica habitual entre las firmas de abogados que 
se dedican a trámites marcarios, presentar solicitudes marcarias no con el 
ánimo de obtener titularidad de una marca, si no con el ánimo de poderse 
oponer a esa marca y así obtener la notoriedad de una marca de las que sí 
están realmente interesados en proteger.  
 
Al leer estas líneas resulta deprimente que se realicen este tipo de prácticas 
que si  son observadas desde el punto de vista ético- profesional, dejan mucho 
que desear; sin embargo, en la práctica profesional es la única alternativa con 
la que se cuenta ante la falta de existencia de un procedimiento para este fin. 
 
Por otra parte, más allá de los riesgos de asociación y de confusión con que 
tienen que lidiar los titulares de derechos marcarios catalogados como 
notorios, existen otras figuras lesivas que tienen que evitar a toda costa, por lo 
cual, será pertinente el análisis de cada una de estas. 
 
5.1  DILUCIÓN MARCARIA 
 
La teoría de la Dilución de la marca se presenta en forma independiente del 
riesgo de confusión y asociación.87 Esta teoría podría definirse como la 
disminución de la capacidad de una marca notoriamente conocida de 
                                                          
85 (literal d del artículo 228 de la Decisión 486) 
86  (literal e del artículo 228 de la Decisión 486) 
87 VILLAMIZAR MARULANDA, Edgar. De la propiedad industrial. Universidad Externado de 
Colombia 2016. Tuvo su origen en los tribunales alemanes y fue de amplia aceptación en los 
Estados Unidos. Caso “Angel Face” de Ponds, para pancaques.  
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identificar y distinguir los productos a los que se aplica mediante usos no 
autorizados sobre otros productos, a pesar de la presencia o ausencia de 
confusión, error, engaño, o competencia entre los signos involucrados.88 
 
La dilución de la marca se puede presentar por dilución por empañamiento 
(blurring) que es cuando la marca se debilita por la asociación que se hace de 
su marca con la prestación de otros servicios o la venta de otros productos, 
por lo cual el impacto que la marca tiene en el consumidor puede debilitarse, 
y por otra parte la dilución puede presentarse por degradación (tarnishment), 
que es cuando la marca conocida por una calidad se ve asociada con uno de 
menor calidad o relacionada en aspectos desagradables que ocasionen 
rechazo en el consumidor. Aunque pareciere que la confusión y la dilución es 
lo mismo, su diferencia radica en que “La confusión lleva a una injuria 
inmediata, mientras que la dilución es una infección que si se permite se 
expanda inevitablemente destruirá el valor publicitario de la marca”89 
 
Con esto se quiere significar que, tanto la confusión como la asociación de una 
marca con otra puede ser algo momentáneo y tal vez de rápida solución, pero 
con la dilución de la marca es un tema de máxima atención para el titular del 
derecho, dado que el no actuar a tiempo puede generar la pérdida del trabajo 
arduo de años tratando de posicionar su marca en el mercado. 
 
                                                          
88 SILVA DUARTE, Federico Jorge. La dilución de una marca registrada. Una protección 
extensiva a marcas notoriamente conocidas que no requiere de confusión ni de competencia 
para su procedencia, La Ley. Revista Jurídica Paraguaya, Año 35, Nº 11, diciembre de 2012, 
p. 1725/1737. 
89 "Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd." [2000] FSR. 767; "Sally Gee, Inc. v. Myra 
Hogan, Inc." 699 F.2d 621, 626 (2d Cir. 1983); "Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat 
Cinema, Ltd." 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979). SILVA DUARTE, Federico Jorge, La dilución de 
una marca registrada. Una protección extensiva a marcas notoriamente conocidas que no 
requiere de confusión ni de competencia para su procedencia, La Ley. Revista Jurídica 
Paraguaya, Año 35, Nº 11, diciembre de 2012, p. 1725/1737. 
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Otro tipo de dilución que se puede presentar y ha ocurrido es el que tiene que 
ver con las marcas que se convierten en dominio público, o que el consumidor 
ya no las asocia como marca, si no como forma de llamar o significar algo 
determinado, podemos citar el ejemplo de Jet, que inició siendo una marca de 
aeronaves y hoy en día todos llamamos Jet a las aeronaves 
independientemente de su marca, o lo que ocurre hoy en día con la marca 
Colgate, que es una marca que identifica productos de higiene y aseo, pero 
que en la actualidad muchos consumidores compran su crema dental 
llamándola Colgate sin darse cuenta si se trata de esa u otra marca. 
 
Uno de los casos más conocidos en lo que tiene que ver con la dilución de la 
marca fue el ocurrido entre Tiffany (reconocida tienda de joyas) contra Ebay 
(página Web de subastas), caso en el que Tiffany reclamaba el perjuicio y 
dilución de su marca contra Ebay, argumentando que ésta página de subastas 
permitía la venta de imitaciones de su marca, aunque el fallo se decidió a favor 
de Ebay por demostrarse que se trataba de un intermediario del mercado mas 
no de un controlador, es un ejemplo de cómo una marca notoriamente 
conocida como Tiffany, se vio perjudicada y sintió como la reputación que se 
había ganado a través de los años se veía perjudicada y diluida por la 
autorización de venderse copias de sus productos que se revestían de una 
calidad muy diferentes a los suyos90. 
 
Como se ha desarrollado en este trabajo la dilución de la marca notoriamente 
conocida se da cuando su reputación es afectada por usos no autorizados de 
modo que afecta el poder de atracción de la marca notoria hacia el consumidor. 
 
Sin embargo, se evidencia que la protección legal que recae sobre la dilución 
de la marca no es para cualquier de estas, se da cuando está en perjuicio una 
                                                          
90 TIFFANY (NJ) INC. and TIFFANY and COMPANY v. eBay, Inc. 
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marca de renombre o notoriamente conocida. Con lo cual se muestra que 
nuestra legislación ha aceptado las recomendaciones de protección de marcas 
notorias contempladas en los ADPIC, así como en la recomendación conjunta 
relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente 
conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea 
General de la OMPI (1999)91. 
 
Se podría pensar que no hay igualdad para todos los titulares de derechos 
marcarios al no estar todos cobijados bajo la protección en contra de la dilución 
marcaria, sin embargo como se ha evidenciado no sería lo apropiado, toda vez 
que la finalidad de esta protección es proteger y reconocer la inversión que se 
ha hecho en procura del posicionamiento en el mercado y aceptación en el 
consumidor, por lo que tal y como se ha desarrollado la protección en contra 
de la dilución de la marca notoriamente conocida ha sido lo más apropiado, 
sin el menos cabo que nuestras legislaciones continúen avanzando en la 
protección del derecho marcario. 
 
5.2  DIFUMINACIÓN O DEGRADACIÓN DE LA MARCA 
 
Esta figura es conocida como el perjuicio causado al renombre de la marca, 
es decir, cuando otra marca idéntica o similar en el mercado que identifica 
productos o servicios equivalentes, obtiene un impacto tan alto en el 
consumidor que mengua el poder de atracción de la marca notoria.  
 
A falta de estipulación sobre esta figura en la Decisión 486, el Tribunal Andino 
de justicia se ha referido a esta basado en lo dicho por el Tribunal Europeo92. 
 
                                                          
91 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Recomendación Conjunta relativa 
a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas [en línea] 
Obtenido de: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf 
92 PROCESO 35-IP-2013. Expediente Interno N° 17802-10452-2003-CF. 
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El Tribunal Europeo de Justicia ha manifestado que, este tipo de perjuicio se 
entiende causado a la marca respecto de su carácter distintivo y sobre el 
renombre adquirido. 
 
“dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca 
para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios 
para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el 
tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su 
presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la 
marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o 
servicios para los que se registró, deja de tener este ……….”93 
 
En otras palabras, la difuminación que se da sobre las marcas notorias es un 
tipo de dilución marcaria, en el entendido que el uso de terceros de forma 
reiterada de una marca notoria, genera en el público consumidor un efecto de 
pérdida de distintividad, puesto ese público deja de reconocer una asociación 
entre productos y servicios y un empresario determinado. 
 
Por otra parte, 
 
“En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, también 
denominado con los términos «difuminación» o «degradación», tal 
perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los 
cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en 
el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. 
El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que 
los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una 
característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa 
sobre la imagen de la marca”.94 
 
En ese orden de ideas, como se mencionó al inicio de este acápite, el poder 
atractivo de las marcas notorias se ve mermado cuando se permite la incursión 
en el mercado de marcas idénticas o similares que, aprovechándose de la 
reputación ganada por otro, toman ventaja y atracción en el mercado en 
detrimento de la imagen de la marca notoria. 
                                                          
93 STJCE C-487/07 18 de junio de 2009 L'Oreal vs Bellure NV 
94 STJCE C-487/07 18 de junio de 2009 L'Oreal vs Bellure NV 
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Así, los titulares de derechos marcarios catalogados como notorios se ven 
enfrentados al escenario de evitar un deterioro en la capacidad identificadora 
de su marca y por otra parte la perdida de atracción en el consumidor, para lo 
cual se hace necesario un reforzamiento de las legislaciones tendientes a la 
protección de las marcas notorias. 
 
5.3  PARASITISMO O FREE RIDING 
 
El literal b del artículo 229 de la decisión 48695, tiene como finalidad evitar que 
competidores aprovechen el esfuerzo realizado por otros para que de forma 
parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque 
no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo país miembro, 
continúa siendo notoria en otros países96. 
 
El tribunal Andino de justicia se ha manifestado sobre este riesgo diciendo:  
 
“El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor 
parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos 
notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o 
servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara 
el signo notoriamente conocido”97. 
 
Podemos observar por lo tanto, que este concepto no se centra en los 
perjuicios recibidos por las marcas, sino más bien a las ventajas obtenidas por 




                                                          
95 Literal b), Artículo 229 Decisión 486 de la CA…no haya sido usado o no se esté usando 
para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el 
País Miembro; o,…. 
96 181-IP-2016 Tribunal Andino de Justicia. 
97 182-IP-2016 Tribunal Andino de Justicia. 
98 DIHURIS. Parasitismo o free-rifing. [en línea] Por Alberto Díaz. 10 de agosto de 2015. 
Obtenido de: http://www.dihuris.es/2015/08/10/parasitismo-free-riding/ [recuperado 27/02/19]. 
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El tribunal Europeo de Justicia en el caso L'Oreal vs Bellure NV, manifestó: 
 
“El concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de 
la marca» –también designado con los términos de «parasitismo» y de 
«free-riding»– no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la 
ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho 
concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una 
transferencia de la imagen de la marca o de las características 
proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico 
o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre”. 
 
En conclusión, son varios los riegos99 a los que se ven enfrentados los titulares 
de marcas notorias, por lo tanto, es necesario un análisis de todas las variables 
para determinar si el signo notorio está expuesto a cada uno de los riesgos, 
en especial  el del uso parasitario y dilución.  
                                                          
99 El Tribunal Andino de Justicia en la 182-IP-2016  ha reiterado que son cuatro (4) los riegos 
a valorar para la protección de las marcas notorias.  
En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, al resolver la presente 
controversia se debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar, 
de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486:38. 
a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense 
que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen 
empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 
b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las 
marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor 
de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 
c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares 
cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido 
ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de 
conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 
d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche 
injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice 
sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el 
signo notoriamente conocido 
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CAPÍTULO III. LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA EN EL DERECHO 
DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 
1.  LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
La marca en la Unión Europea se caracteriza por el concepto de unidad, toda 
vez que, con una única solicitud, cualquier solicitante podrá obtener protección 
en cada uno de los estados miembros, la cual es llamada la marca de la Unión 
Europea, no obstante lo anterior, el sistema europeo también permite el 
registro de marcas nacionales e internacionales. 
 
A diferencia del sistema Andino, donde solamente hacen parte 4 Estados de 
habla hispana, el de la Unión Europea está compuesto por 28 Estados, 
quienes no comparten un mismo idioma, por lo cual, es frecuente encontrar 
interpretaciones contrarias o terminologías diferentes en varios conceptos, y 
un gran ejemplo es de la marca notoria y renombrada. 
 
La Unión Europea mediante el Reglamento 2017/1001 de 14 de junio de 2017 
ha expedido el Reglamento sobre la marca de la Unión europea. Esta 
normativa resalta la importancia del principio de unicidad, mediante el cual se 
otorga protección uniforme con única solicitud en todo el territorio de la unión. 
Aclara que el derecho de la Unión no sustituye el derecho interno de marcas 
de cada uno de los países miembro, y que este derecho no se concederá a las 
solicitudes, que carezcan de distintividad, sean llictas o hayan sido opuestas 






Como se dijo anteriormente, este principio da la posibilidad que mediante una 
única solicitud, se pueda obtener el registro marcario en todo los países 
miembros de la unión, lo que termina siendo un aspecto beneficioso para todo 
solicitante en términos de tiempo y dinero100. 
 
1.1.2 Autonomía 
El sistema de marcas de la unión europea, es autónomo, contempla los 
requisitos y criterios para el registro marcario. Este sistema se rige 
preferentemente por las normas de la  Unión Europea y en forma subsidiaria 
por las normas internas de cada país miembro. De modo que este principio no 
se puede entender como absoluto, si no cono relativo, puesto no 
necesariamente la marca de la unión europea estará sometida exclusamente 
a las reglamentaciones comunitarias sobre la materia101. 
 
1.1.3 Coexistencia 
El sistema de la marca de la unión europea no busca reemplazar los sistemas 
internos de cada país miembro, por el contrario busca entrelazarse y 
complementarse102, por tal motivo, son sistemas que coexisten de forma 
independiente pero  con la misma tendencia, proteger los registros marcarios 
y sus titulares; incluso permitiéndose que una marca nacional anterior pueda 
oponerse al registro de una marca comunitaria y viceversa103. 
 
  
                                                          
100 CASADO, A. Derecho de Marcas Y protección de los consumidores, el tratamiento del error 
en el consumidor, Tecnos editorial, Madrid España, 2000 pág. 118. 
101 MAGAÑA RUFINO, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 146). 
102 Ibíd. citando a CASADO A. (los mecanismos…, Ob. cit. pág. 221)  
103 Ibíd., Pág. 146. citando a FERNÁNDEZ NOVOA “el conflicto entre la solicitud de marca 
comunitaria y los signos distintivos nacionales anteriores. 
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1.1.4 Permeabilidad 
Este sistema de marca de la Unión Europea, además de reconocer su 
coexistencia con cada uno de los sistemas nacionales, faculta al solicitante 
titular en algunos de los dos sistemas (Unión Europea o nacional) reivindicar 
la antigüedad de su registro. De igual forma, este sistema permite que se 
transforme las solicitudes y marcas ya registradas en una solicitud de marca 
nacional104.  
 
2.  LA MARCA NOTORIA EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
Como se indicó anteriormente, el tema de este tipo de marcas no es fácil de 
abordar, por la falta de una definición por parte del Reglamento de la Unión 
Europea, las diferentes definiciones creadas por los estados miembro y en 
especial a los múltiples lenguajes existentes en los Estados miembro, lo que 
en algunas oportunidades dificulta el encontrar traducciones exactas a la 
terminología jurídica105.  
 
Los términos que con frecuencia se encuentran para referirse a este tipo de 
marcas son Well Known marks, marcas notorias, Marks with reputation, 
renommée, marcas renombradas, y pese que a que los términos Well Know y 
Reputation denotan conceptos diferentes, existe el supuesto que se tratan de 
términos diferentes106. 
 
Una de las sentencias mayoritariamente citadas para determinar esta 
diferenciación a nivel europeo es la de General Motors107, en la que dice: 
 
                                                          
104 Ibíd., Pág. 147 citado a FERNÁNDEZ NOVOA. 
105 GIELEN, C. y VON BOMHARD, V. Concise European Tredmark and design Law, Lóndres, 
Kluwer Law International, 2011, Pág. 137. 
106 GUERRERO GAITÁN, Manuel. El Nuevo derecho de Marcas, Bogotá 2016, Pág. 211. 
107 STJCE, asunto C-375/97 General motors corporation de 14/09/1999. 
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... la Directiva protege las marcas registradas para productos o servicios 
no similares, el primer requisito que impone implica un cierto grado de 
conocimiento de la marca anterior entre el público. En efecto, solo en el 
supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público, 
confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso, incluso para los 
productos o servicios no similares, establecer una relación entre ambas 
marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca 
anterior… 
 
De lo anterior y como bien lo afirma el profesor Manuel Guerrero108 surge la 
pregunta, ¿cuál es el público en el que debe existir grado de conocimiento que 
se exige para el reconocimiento del carácter de notorio o de renombrado de un 
signo? 
 
Para responder a este cuestionamiento, la misma sentencia citada nos dice 
más adelante, que el público entre el cual la marca anterior debe haber 
adquirido el renombre es el interesado en esta, es decir, el público que 
normalmente accede a los productos o servicios que esta distinga, que podrá 
tratarse del gran público o de un público más especializado. 
 
También dice, que el grado de conocimiento requerido debe considerarse 
alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los 
productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca. 
 
Por lo que a pesar de que el reglamento de la marca de la Unión europea, no 
desarrolle los conceptos de marca notoria y renombrada, y mucho menos una 
diferenciación entre estas, la jurisprudencia ha admitido esta diferenciación, 
refiriéndose al nivel de reconocimiento que la marca tenga en el público 
consumidor109. 
 
                                                          
108 Guerrero Gaitán Manuel. Ob. Cit., Pág. 212 
109 Ibíd., Pág. 213. 
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Si bien la marca notoria no está definida en el Reglamento de la Marca de la 
Unión Europea, si encuentra su protección legal tanto en el literal c) del 
numeral 2º del artículo 8 de este reglamento, que menciona que serán 
negadas las solicitudes marcarias que a la fecha de presentación o de 
prioridad invocada sean notoriamente conocidas en un Estado miembro de 
acuerdo artículo 6bis del Convenio de París110, como en el numeral 5 del 
mismo artículo 8111 que da la opción a un titular de derechos marcarios 
reconocidos de defender sus derechos mediante oposición al registro 
pretendido de un tercero. 
 
A raíz de lo anterior, será necesario evaluar la titularidad de la marca notoria 
en el sistema europeo, toda vez que mediante esta titularidad se podrá ejercer 
el derecho de defensa a los intereses marcarios. 
 
2.1 TITULARIDAD DE MARCA NOTORIA COMO MECANISMO DE 
PROTECCIÓN EN EL REGLAMENTO DE LA MARCA DE LA UNIÓN 
EUROPEA 
 
Analizados los artículos 8.2 y el 8.5 del Reglamento de la Unión Europea 
anteriormente citados, observamos una discrepancia entre ambos, toda vez 
que el literal c) del artículo 8.2 hace referencia  a la protección de las marcas 
                                                          
110 ….c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, 
o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la 
Unión, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis 
del Convenio de París.  
111 5. Mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 
2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca 
anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean 
idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, 
sí, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, 
tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro 
de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener 
una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso 
fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. 
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descritas en el artículo 6 bis del Convenio de París112, que incluso pueden no 
estar registradas en el país miembro, mientras el artículo 8.5 otorga la 
posibilidad de oponerse a quien cuente con una marca registrada. 
 
En ese orden de ideas nace la pregunta, si las marcas no registradas se 
pueden considerar notorias y ser base oposición. 
 
Para responder a este cuestionamiento es necesario remitirnos a las 
directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea en su parte 
C sección 5, las cuales resuelven la discusión de la siguiente manera: 
 
Las directrices citadas, dicen que el apartado 5 del artículo 8 del RMUE no 
solo otorga protección a las marcas anteriores en cuanto a productos o 
servicios idénticos o similares, sino también a que no son similares sin exigir 
riesgo de confusión, con la condición que la marca anterior goce de renombre 
y de que la utilización sin justa causa de la marca solicitada se aproveche 
indebidamente de la notoriedad de la marca anterior113.  
 
                                                          
112 Artículo 6 Bis Convenio de París. 
Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, 
bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca 
de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles 
de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso 
estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda 
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá 
lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca 
notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 
2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para 
reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un 
plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 
3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas 
registradas o utilizadas de mala fe. 
113 1.1. Finalidad del Artículo 8, apartado 5 del RMUE, Directrices Relativas Al Examen De Las 
Marcas De La Unión Europea Oficina De Propiedad Intelectual De La Unión Europea (Euipo) 
Parte C Oposición Sección 5 Marcas Renombradas Artículo 8, Apartado 5, Del Rmue 
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Por lo tanto, y de acuerdo a lo anterior, el registro es necesario para la 
aplicación del artículo 8.5 del RMUE. 
Así mismo indica su artículo 2.1.2: 
 
…Por lo que se refiere al RMUE, el objetivo que perseguía era evitar un 
vacío jurídico, ya que el artículo 8, apartado 5, del RMUE ampara 
únicamente las MUE registradas. Sin el artículo 8, apartado 2, letra c), del 
RMUE, las marcas no registradas notoriamente conocidas no gozarían de 
protección (salvo la contemplada en el artículo 8, apartado 4, del RMUE). 
Para evitar esta laguna jurídica, el RMUE ha previsto la protección de las 
marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 bis del 
Convenio de París, puesto que este artículo fue redactado, 
principalmente, con el fin de otorgar protección a las marcas no 
registradas caracterizadas por ser notoriamente conocidas… 
 
En ese orden de ideas, las marcas notoriamente conocidas que no estén 
registradas en el territorio de referencia no pueden recibir protección frente a 
productos diferentes, su protección solamente será contra productos idénticos 
o similares si existe el riesgo de confusión. 
 
Por otra parte, si son marcas notorias registradas sean de la unión como de 
un estado miembro, podrán invocar protección de acuerdo al artículo 8 del 
apartado 5 del RMUE114. 
 
En conclusión, en el sistema europeo las marcas notorias no registradas sólo 
podrán hacer uso de la figura de la oposición cuando se trate de productos o 
servicios idénticos o similares, si desea acceder a la protección que brinda el 
rompimiento del principio de especialidad deberá aportar prueba de que la 
marca base de oposición ya ha sido registrada115. Lo cual deja entre ver que 
al igual que en sistema andino, no existe un procedimiento directo para la 
obtención del reconocimiento marcario, si no por el contario ocurre igual que 
                                                          
114 2.1.2. Relación entre las marcas renombradas. Directrices Relativas Al Examen De Las 
Marcas De La Unión Europea Oficina De Propiedad Intelectual De La Unión Europea (Euipo) 
Parte C Oposición Sección 5 Marcas Renombradas Artículo 8, Apartado 5, Del Rmue. 
115 GUERRERO GAITÁN, Manuel. Ob. Cit. Pág. 218. 
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en el sistema andino, es decir, será reconocida su notoriedad vía proceso de 
oposición. 
 
Ejemplo de lo anterior es el proceso que adelantó la sociedad Marketing B.V 
en defensa de su marca deportiva ADIDAS contra la sociedad Gips 
Gelistirilmis Insaat Malzemeleri Ve Perlitli Siva Sanayi Ticaret Anoni Sirketi116 
que solicitó el registro de la marca GIPS. 
 
Comparados los elementos nominativos de las marcas en conflicto, 
evidenciamos que no hay similitud alguna, sin embargo, desde el punto de 




A pesar que la solicitud de la marca de GIPS pretendía la protección de 
productos de la clase 19 de la clasificación Internacional de Niza, los cuales 
no presentan conexión competitiva con los productos que normalmente piensa 
el consumidor que protege la marca deportiva Adidas117, era evidente la 
reproducción del elemento figurativo de la marca alemana. 
 
Sin embargo, contrariamente a lo pensado la solicitud de oposición y de 
declaración de notoriedad realizada por ADIDAS fue negada, por las falencias 
                                                          
116 Proceso De oposición B I  723538, adidas vs Gips Gelistirilmis Insaat Malzemeleri Ve Perlitli 
Siva Sanayi Ticaret Anoni Sirketi, 29/08/2012. 
117 La marca Adidas protegía productos en las clases 3, 9, 14, 18, 25 y 28 de la clasificación 
Internacional e Niza. 
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en la manera en que los representantes de la marca alemana fundamentaron 
las pruebas para la oposición y la solicitud de notoriedad118. 
 
Los representantes de Adidas, dentro de su material probatorio aportaron 
historia de la empresa, una sentencia de la corte de primera instancia de 
Valencia, cinco publicaciones de periódico y fotos de deportistas portando ropa 
deportiva con l marca en comento. 
 
Por el contario, no aportaron estudios de mercado, encuestas, publicaciones 
fechadas, reportes de auditoria y balances de ventas de los productos que 
protege la marca. 
 
Por esta razón, el tribunal de Justicia Europeo desestimó las pruebas 
aportadas, pues a pesar que las generalidades de los consumidores tienen 
conocimiento del alto carácter reputacional que tiene la marca Adidas, los 
representantes de esta no procuraron demostrarlo en el proceso de oposición 
instaurado. 
 
Por lo anterior, es de suma importancia el estudio del caso citado, porque a 
pesar del amplio reconocimiento que tiene la marca ADIDAS, la rigurosidad 
con que el tribunal europeo examina las pruebas aportadas para determinar 
notoriedad, deja en evidencia que más allá de lo conocida que pueda ser una 
marca, si no aporta el material suficiente y necesario no podrá alcanzar tal 
reconocimiento en procura de la defensa de sus intereses. 
 
3.  MARCA RENOMBRADA EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
Los tribunales alemanes fueron los pioneros en ilustrar al resto de países 
europeos, sobre el concepto de marca renombrada, y quienes crearon sus 
                                                          
118 GUERRERO GAITÁN, Manuel. Ob. Cit. Pág. 221. 
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líneas de protección, una tendiente frente al riesgo de debilitamiento y la otra 
y la otra con el aprovechamiento por parte de terceros119. Esto desembocó en 
que por primera vez estos conceptos se vieran establecidas en una legislación 
y esa fue la Ley uniforme del Benelux120, todo esto sirvió para los demás países 
como España, Italia y Francia iniciaran  la protección de este tipo de marcas a 
través de su jurisprudencia.  
 
Hoy en día la marca renombrada en la unión Europea encuentra su protección 
el artículo 8.5121 del reglamento de la marca de la Unión Europea, ya que el 
titular de una marca de la unión, o titular de marca renombrada en alguno de 
los países miembros de la Unión, tiene la facultad de oponerse a la solicitud 
de una marca en la Unión identifica o similar, que se presente para amparar 
productos y/o servicios similares o no similares122. 
 
Sin embargo, tal como se mencionó, lo dicho por los tribunales alemanes en 
sus inicios, el titular de la marca renombrada deberá probar que con el registro 
de la marca solicitada: 1) que el uso de la marca posterior implica 
aprovechamiento indebido y sin justa causa123, en otras palabras habrá 
explotación parasitaria e incumplimiento de normas de competencia desleal y 
2) que el uso de la marca posterior causa perjuicio de tipo distintivo al 
renombre de la marca124, es decir, genera un debilitamiento de buena fama en 
                                                          
119 MAGAÑA RUFINO, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 154. 
120 Firmada 19 de marzo de 1962. 
121 Mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, 
se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca 
anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean 
idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, 
sí, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, 
tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro 
de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener 
una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso 
fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. 
122 MAGAÑA RUFINO, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 158. 
123 Ibíd., Pág. 158 citando a SANZ DE ACEDO E. 
124 Ibíd., Pág. 159 citando FERNÁNDEZ NOVOA C. 
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el público consumidor, y esto es común cuando se acepta el registro de una 
marca igual o similar a una renombrada, pues el público consumidor no 
diferenciará su origen empresarial y creerá que la marca que ya reconocía ha 
ampliado su mercado en el cual posiblemente no tenga la misma calidad, 
generando así un debilitamiento de la reputación ya ganada. 
 
Para mayor amplitud sobre estos dos preceptos a probar por el titular de la 
marca renombrada, estudiaremos lo manifestado por el profesor Carlos 
Fernández Novoa. 
 
3.1  APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL RENOMBRE DE LA MARCA 
 
Dice Fernández Novoa, que las marcas renombradas intrínsecamente irradian 
un mensaje positivo a los productos y servicios que no son similares a los que 
esta cobija, y que dicha transferencia se efectúa mediante procesos 
asociativos en las mentes de los consumidores, gracias al alto conocimiento 
logrado por el titular de la marca renombrada. Sin embargo, puede suceder 
que un tercero sin autorización utilice un signo idéntico o similar a la que goza 
de renombre, con productos y servicios no relacionados, con el ánimo de 
aprovecharse de su reputación y ahorra así en publicidad y posicionamiento 
en el mercado.  
 
Ante esto, el titular de la marca renombrada debe probar que su marca posee 
una imagen positiva, y que esta imagen es objeto de aprovechamiento injusto 




                                                          
125 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Manual de la Propiedad Industrial, segunda Edición.  
Madrid. 2013. Págs. 685 y 686. 
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3.2  MENOSCABO DEL RENOMBRE DE LA MARCA 
 
En palabras del profesor Fernández, el menoscabo del renombre de la marca 
es mucho más gravoso que el mismo aprovechamiento de la reputación de la 
marca, el cual explica citando los apartados 85 y 86 la Resolución de la Sala 
Tercera de recurso de la OAMI de 25-4-2001 (asunto R-283/1999) 
(Hollywood), de la siguiente forma: 
 
“85. Así pues, es importante demostrar que la marca queda desacreditada 
o degradada por su asociación con algo inconveniente. Esto puede ocurrir 
cuando la marca se utiliza, por un lado, en un contexto desagradable, 
obsceno o degradante o, por el otro, en un contexto no es intrínsecamente 
desagradable, pero resulta incompatible con la imagen de la marca. En 
todos los casos se efectúa una aproximación nociva a la imagen de la 
marca y una pérdida de prestigio de la marca, lo que la terminología 
inglesa denomina delution by tarsnishment (dilución por empañamiento)” 
 
“86. Una marca quedará empañada de este modo la capacidad del 
consumidor al asociarla con los productos y servicios para los cuales se 
ha registrado queda disminuida por el hecho que: 
 
a) Se la vincule con producto de mala calidad o que dan lugar a 
asociaciones mentales indeseables o dudosas que chocan con las 
asociaciones o la imagen generadas por el uso legítimo de la marca 
por su propietario. 
 
b) Se le vincule con productos incompatibles con la calidad y el prestigio 
de que goza la marca, aunque no se trate de un uso inadecuado de 
la marca en sí mismo considerado. 
 
Como bien lo afirma el profesor Fernández Novoa, en estas palabras queda 
claramente explicado el concepto del menoscabo del renombre de la marca, y 
es que lo anterior nos puede llevar a imaginar ejemplos, pensemos en una 
marca famosa de ropa, con alta reputación y el grado de renombrada, que sin 
su autorización, utilicen sus prendas en videos para adultos, inmediatamente el 
público consumidor asociará la marca como participe o promotora de ese tipo 
de contenido, lo cual  indudablemente acareará perjuicios irremediables en su 
circulación en el mercado, o por otro lado, pensemos en una marca de 
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tecnología, la cual vea empañada su reputación alcanzado por una campaña 
de desprestigio iniciada por su competencia a través de las redes sociales. 
Estos dos ejemplos mencionados son las muestras claras y evidentes de lo que 
puede ocasionar la figura del menoscabo del renombre de la marca. 
 
4.  LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA EN EL DERECHO ESPAÑOL 
 
Es importante señalar, que cuando se inició con esta investigación, la Ley 
vigente de Marcas en España era la 17 de 2001, sin embargo, se llevó a cabo 
un cambio normativo que entró en vigencia en enero de 2019, por lo cual será 
menester en este aparatado, referirnos a las dos normas. 
 
La ley 17 de 2001, definía la marca notoria y la marca renombrada en su 
artículo 8, así: 
 
“…2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre 
comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad 
o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el 
mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el 
sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o 
actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La 
protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos 
previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de 
naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de 
conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector 
pertinente del público o en otros sectores relacionados. 
 
3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en 
general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de 
la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o 
actividades…” 
 
De lo anteriormente transcrito, observamos que, en la legislación española del 
2001 a diferencia, de la legislación Andina, y la de la Unión Europea, están 
claramente establecidos los conceptos de marca notoria y marca renombrada. 
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Así mismo, se evidencias tantos aspectos en común como diferenciadores, y 
es que las definiciones dejan por sentado que las dos tipologías marcarias son 
conocidas por el público, pero la marca notoria será conocida por un público 
en específico, mientras la marca notoria por un público en general.  
 
La doctrina siempre criticó esta ley, en especial el numeral 3 del artículo 8, 
puesto a pesar de tratar de definir el concepto de marca renombrada, se quedó 
corto al no mencionar el punto más importante, “el prestigio”, que solamente 
lo nombra en la marca notoria, más no en la renombrada, generando una 
sensación de falta de importancia de este aspecto para la marca renombrada, 
cuando éste punto debería ser el diferenciador a favor de la marca renombrada 
entre los dos conceptos126. 
 
Por otra parte, el Real Decreto-ley 23, de 21 de diciembre de 2018, establece 
en su artículo 8: 
 
Artículo 8. Marcas y nombres comerciales renombrados 
 
1. No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a 
una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios 
para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares 
a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la 
marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca 
de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, 
realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del 
carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera 
ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. 
 
2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente 
aplicable a los nombres comerciales renombrados. 
 
De lo anterior observamos inmediatamente grandes diferencias que resaltan a 
la vista en comparación con la legislación anterior, y es que esta nueva 
legislación no incorpora las definiciones que anteriormente se explicaban, si 
                                                          
126 Ibíd., Pág. 682 
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no que por un lado  incorpora el nombre comercial renombrado, pero aún 
mayor impacto causa el observa la eliminación del concepto de marca notoria, 
encerrando en el concepto de marca renombrada a toda marca que pueda 
tener un nivel de prestigio superior a una marca normal. 
 
Si bien lo anterior, termina con el debate en torno a la diferencia entre la marca 
notoria y la marca renombrada y se adecuada mejor a la Directiva de marcas 
de la Unión Europea, uniendo las dos categorías en una sola, como sucede 
en el sistema Andino, no deja de generarnos sorpresa, por cuanto a nuestra 
consideración es necesaria tal diferenciación, por lo cual será de estudio en 
los años venideros verificar las implicaciones positivas y negativas que les 




















      
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Es evidente la importancia y necesidad que se ha generado en encontrar 
las herramientas suficientes tendientes a la protección de las marcas 
renombradas y notorias, no solo por el hecho de los riesgos de confusión 
que se pueden generar, si no por los usos parasitarios o reputacionales 
que se pueden dar.  
 
Este trabajo ha recopilado los riesgos a que se exponen las marcas que 
ostentan estas categorías, así como los mecanismos de protección 
existentes, sin embargo, consideramos que nunca serán suficientes, pues 
las marcas que han logrado esta categoría se debe a que han hecho 
inversiones gigantescas para dicha obtención. 
 
 Con este trabajo hemos logrado establecer la importancia de la 
clasificación de las marcas notorias y renombradas. Por lo tanto, los 
estados deben propender por la incorporación de estas dos figuras en sus 
legislaciones, diferenciándolas y considerando sus requisitos de 
obtención. 
 
 Por otra parte, si bien la intención del legislador Andino es totalmente sana 
y protectora para titulares de los derechos marcarios, desde nuestro 
concepto es un error el no querer tipificar la diferencia entre los dos tipos 
de marcas (notoria y renombrada), pues el limitar el concepto de los signos 
notoriamente conocidos al de la marca notoria, da la posibilidad que una 
marca que debería solamente contar con el nivel de notoria, dotarse del 
estatus y reputación de renombrada sin serlo. 
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Si partimos de la premisa que toda marca renombrada es notoria, pero 
ninguna marca notoria es renombrada, encontramos una dicotomía 
existente en la legislación andina, pues como se ha dicho, en la Decisión 
486 no existe tal diferenciación, sin embargo, jurisprudencialmente el 
Tribunal Andino si se ha manifestado y si ha animado a desarrollar el 
concepto de marca renombrada, lo que a nuestro concepto deja abierta la 
posibilidad de su triplicación, sin que sea necesario siempre que busca 
este reconocimiento remitirse a la jurisprudencia y doctrina. 
 
A nuestra consideración, no resta absolutamente nada su incorporación, 
por el contario sumaría y permitiría a los titulares y consumidores conocer 
abiertamente su diferenciación, y en especial se evitaría la posibilidad de 
algún cambio jurisprudencial que deje sin fundamento el reconocimiento 
de la marca renombrada en el sistema Andino. 
 
 Estamos de acuerdo con la interpretación prejudicial del tribunal 269 – IP- 
2016 que prueba el hecho notorio, sin embargo, no apoyamos el que haya 
relevado de  la carga de la prueba, el renombre del titular, puesto que será 
muy fácil de probar para quien considere ser titular de una marca 
renombrada, y en el peor de los casos, ni siquiera deberá probar, pues a 
juicio del tribunal en la medida que una marca es renombrada, deberá ser 
conocida por la autoridad de propiedad industrial. Con lo cual se estaría 
evitando que quien desee obtener la categoría de marca renombrada 
tenga que probarlo. 
 
 A nuestro juicio se sugiere la posibilidad de incorporación de un sistema 





 Transparencia en el trámite, pues se evitaría la presentación de 
solicitudes marcarias sin finalidad de protección, en otras palabras, se 
evitaría el fraude procesal que se presenta hoy en día. 
 
 No desgaste de la administración, puesto la entidad encargada de la 
revisión de las solicitudes marcarias, en este caso la SIC, se evitaría 
realizar el examen de forma de solicitudes de “mala fe” y podría 
enfocarse solamente en lo que en realidad desea el solicitante. 
 
 Disminución de costos para el solicitante, pues solamente deberá 
pagar una tasa que será por su solicitud de examen de notoriedad del 
signo distintivo, y no las tasas de registro y de apelación. 
 
 La legislación Andina podría estar a la vanguardia de otras 
legislaciones, además que le podría traer beneficios, como el alza de 
solicitud, toda vez que sería atractivo para los titulares de derechos 
marcarios adelantar estas solicitudes al ya existir un trámite especial 
diseñado para esta finalidad. 
      
Lo anterior no quiere decir que debe ser eliminado la posibilidad de 
reconocimiento de notoriedad mediante el trámite de oposición, este debe 
existir, para los casos donde evidentemente hay una intención de 
aprovechamiento de la reputación o de generar confusión el público 
consumidor. 
 
Pero paralelo a esto, se recomienda la creación de la solicitud de grado de 
notoriedad de marca, el cual debe contar con examen de forma, publicación y 
examen de fondo. 
 
57 
En su examen de forma, por tratarse de un trámite especial, además de los 
requisitos exigidos para las demás solicitudes de signos distintivos, se debe 
verificar que se traten de marcas registradas y que estén acompañadas de un 
archivo que contenga todas aquellas pruebas que considere el solicitante para 
demostrar la notoriedad de su signo distintivo. 
 
Una vez haya aprobado el examen de forma127, se procederá a la publicación 
de la solicitud en la gaceta de propiedad industrial, donde se otorgará la 
posibilidad a terceros interesados de presentar las oposiciones a que haya 
lugar. 
 
De aceptarse la oposición de un tercero, se iniciará el trámite de oposición que 
culminará con la concesión o negación de la solicitud. 
 
De no existir oposiciones, se procederá al estudio de fondo de la solicitud, en 
el cual se analizarán las pruebas tendientes a demostrar notoriedad, 
dependiendo el material probatorio la administración deberá decidir si se niega 
la solicitud, si se concede la notoriedad y en qué condiciones, y de estar la 
marca renombrada tipificada si la solicitud alcanza tal grado. 
 
Este procedimiento es posible, tanto así que en países como Costa Rica, el 
Registro de la Propiedad Industrial emitió la Directriz DPI-0003-2019, mediante 
la cual se establecen los criterios para solicitar la declaratoria de notoriedad 
de una marca, sin necesidad de que medie un proceso litigioso que dé pie a 
dicha declaratoria, es decir, un proceso de registro directo de marca notoria; o 
en Ecuador, país vecino e integrante de la comunidad andina, en el artículo 
463 de su Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos, 
                                                          
127 En caso de aprobar el examen de forma se considerará abandonada. 
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Creatividad E Innovación, dispuso128 un procedimiento de declaratoria de 
notoriedad de signos distintivos, en el cual no desconoce la posibilidad de 
continuar alegando la notoriedad dentro de cualquier procedimiento 
administrativo. 
 
Por todo lo anterior, creemos firmemente en que es posible estar a la 
vanguardia en la materia, y crear un sistema de registro directo de marca 
notoria y renombrada sin que esté en contra vía de lo dispuesto por la Decisión 
486. 
  
                                                          
128 Artículo 463.- Procedimiento de declaratoria. - El titular del signo distintivo solicitará a la 
autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales el reconocimiento de la 
notoriedad del signo distintivo. 
A la solicitud deberá acompañar las pruebas que considere pertinentes para demostrar la 
notoriedad del mismo, conforme los factores previstos en el artículo precedente; además 
deberá acompañar el comprobante de pago de la tasa respectiva.  
El pedido y las pruebas presentadas por la parte serán valoradas por la autoridad nacional 
competente en materia de derechos intelectuales para emitir la resolución o pronunciamiento 
respectivo. 
La solicitud de declaratoria de notoriedad podrá además efectuarse dentro de cualquier 
procedimiento administrativo que se esté sustanciando ante la autoridad nacional competente 
en materia de derechos intelectuales, siempre que al efecto se alegue de forma expresa, se 
consideren los factores detallados en este código, se acompañe el pago de la tasa respectiva 
y se observe en lo pertinente el procedimiento de declaratoria previsto en este artículo.  
En el caso de los recursos administrativos ordinarios se podrá conocer la notoriedad siempre 
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